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LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE VARIEDADES VEGETALES
CON LA MARCA DEL TITULAR DE LA OBTENCION
ANTE EL DERECHO ANTITRUST

COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS OF PLANT
VARIETIES WITH THE HOLDER’S PLANT VARIETY
RIGHTS TRADEMARK AND ANTITRUST LAW

FERNANDO DE LA VEGA GARCIA"

RESUMEN

El articulo estudia las condiciones de legalidad establecidas por la legislacién antitrust apli-
cables a la utilizacion de la marca del titular de una obtencién vegetal en la comercializacion
de los productos derivados de la misma. El marco contractual de la comercializacién puede ser
diverso, pudiendo oscilar entre la «licencia de explotacion» y los contratos propios de la distribu-
cién comercial; en ambos contextos es posible incluir una autorizacién de utilizacién de marca
que refuerce la proteccion o prestigio de la variedad vegetal. No obstante, el cauce juridico
elegido para la comercializacion tiene especial incidencia en su tratamiento antitrust. Mientras
las «licencias de explotacion» activan las normas de exencién derivadas de los «acuerdos de
transferencia de tecnologia», la inclusién en contratos de distribucion implica la aplicacion del
Reglamento de Verticales y sus correspondientes Directrices. Ante esta situacion el articulo
estudia las distintas opciones de comercializacién de los productos derivados de variedades
vegetales con la marca del obtentor, poniendo de manifiesto las diferencias derivadas del De-
recho antitrust.

Palabras clave: variedades vegetales, distribucién, comercializaciéon, competencia,
antitrust.

ABSTRACT

The article studies the conditions of legality established by the antitrust legislation applicable
to the use of the trademark of the holder’s plant variety trademark in the commercialization of the
products derived from it. The contractual framework for commercialization can be diverse, ran-
ging from the «exploitation license» to the commercial distribution’s contracts; In both contexts, it
is possible to include an authorization to use a brand that reinforces the protection or prestige of
the plant variety. However, the legal channel chosen for commercialization has a special impact

“ Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia. Direccion de correo electronico:
flavega@um.es. Este trabajo queda integrado en el marco del Proyecto de Investigacion RTI2018-093666-B-
100 del Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades («Sistemas de proteccion y explotacion comercial de
las innovaciones en el ambito de las variedades vegetales») (MINECO/FEDER, UE).

Fecha de recepcion: 28 de marzo de 2019 // Fecha de aceptacion: 26 de abril de 2019.
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on its antitrust treatment. While the «exploitation licenses» activate the exemption rules derived
from the «technology transfer agreements», inclusion in distribution contracts implies the appli-
cation of the Vertical Regulations and their corresponding Guidelines. In view of this situation, the
article studies the different commercialization options for products derived from plant varieties
with the breeder’s trademark, highlighting the differences derived from Antitrust Law.

Keywords: plant varieties, distribution, commercialization, competition, antitrust.

SUMARIO: I. INTRODUCCION Y DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO.—II. UBICACION
CONTRACTUAL Y REGISTRAL DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVA-
DOS DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS.—III. LA UTILIZACION DE LA MARCA
DEL OBTENTOR EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ACORDADA EN EL MAR-
CO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACION.—1. LA LICENCIA DE EXPLOTACION COMO «ACUERDO
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA».—2. TRATAMIENTO DEL ACUERDO DE UTILIZACION DE LA MAR-
CA DEL OBTENTOR EN LAS NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.—2.1. Presupuestos gene-
rales de la exencion.—2.2. Criterios aplicables a la cldusula de utilizacion de marca.—IV. LA UTI-
LIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN CONTRATOS DISTINTOS A LA LICENCIA
DE EXPLOTACION DE VARIEDADES VEGETALES.—1. INTRODUCCION.—2. INCLUSION DE LA
LICENCIA DE MARCA EN ACUERDOS DE DISTRIBUCION E INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST.—3. CRI-
TERIOS ANTITRUST APLICABLES A LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCION CON INCLUSION DE LICENCIA DE
MARCAS.— V. CONCLUSIONES. — VI. BIBLIOGRAFIA.

TABLE OF CONTENTS: 1. INTRODUCTION AND DELIMITATION OF THE STUDY THEME.—
II. THE CONTRACTUAL AND REGISTRATION LOCATION OF THE COMMERCIALIZATION
OF PRODUCTS DERIVED FROM PROTECTED VEGETABLE VARIETIES.—III. THE USE OF
THE BREEDER’S TRADEMARK IN THE COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS AGREED
WITHIN THE FRAMEWORK OF AN EXPLOITATION LICENSE.— 1. THE OPERATING LICENSE AS
«TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT».—2. TREATMENT OF THE AGREEMENT OF USE OF THE BREEDER’S
BRAND IN THE RULES ON TECHNOLOGY TRANSEER.—2.1. General budgets of the exemption.—2.2. Criteria
applicable to the brand use clause.—IV. THE USE OF THE BREEDER’S BRAND IN DIFFERENT
CONTRACTS THAN THE LEGAL EXPLOITATION OF VEGETABLE VARIETIES.—1. INTRO-
DUCTION. —2. TRADEMARK LICENSE’S INCLUSION IN DISTRIBUTION AGREEMENTS AND INCIDENCE OF ANTI-
TRUST LAW.—3. ANTITRUST CRITERIA APPLICABLE TO DISTRIBUTION CONTRACTS INCLUDING TRADEMARK
LICENSES.— V. CONCLUSIONS. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCION Y DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO

La importancia del material vegetal para cualquier Sociedad justifico la
adopcion de medidas de proteccion desde el modelo del Derecho de la propie-
dad industrial. Paulatinamente se fue estableciendo a todos los niveles (inter-
nacional', europeo? y nacional) un sistema juridico que tutelaba los intereses
econdmicos del sector agricola y, simultineamente, estimulaba la investigacion
e innovacion, con el objeto de mejorar la productividad de las empresas del
sector y la competitividad de sus productos?.

En este contexto, la comercializacion de las variedades vegetales se halla
muy determinada por las normas de dicho sector. Aunque por comercializacion
o distribucidn se entiende, con caracter general, aquel conjunto de operaciones
que hacen llegar el producto desde el final de la cadena de produccidn hasta el

! Inicialmente la proteccion internacional se encontraba en el Convenio Internacional para la proteccion
de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el ambito de la Union Internacional para
la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por Espana.

2 Representado por el Reglamento (CE) nam. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccion
comunitaria de las obtenciones vegetales.

3 Sobre el sistema de proteccion juridica de las variedades vegetales, vid., especialmente, AAVV (2017).
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lugar donde el consumidor u otro empresario (distribuidor) lo adquiere*, cuando
lo que se comercializa o distribuye es una variedad vegetal protegida por un
derecho de obtencion, o incluso el producto derivado de la variedad vegetal, de-
beran respetarse normas especiales que afectan directamente a su distribucion,
procedentes del &mbito de proteccion de las obtenciones vegetales (basicamen-
te, a nivel nacional LOV?, ROV y LSPV’; a nivel europeo el RPCV?3; y a nivel
internacional el Convenio UPOV?). El articulo 24.2 LSPV entiende por comer-
cializacidn «la venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda
cesion, entrega o transmision con fines de explotacion comercial, de semillas
o de plantas de vivero, incluido cualquier consumidor, a titulo oneroso o no»,
en contraste con lo que califica como produccion: «conjunto de operaciones
encaminadas a multiplicar y acondicionar las semillas y plantas de vivero para
efectuar siembras o plantaciones» (art. 24.1 LSPV).

El objeto de esta comercializacion puede ser aplicado a la propia variedad
vegetal protegida o al fruto o material de la cosecha derivado de la produccion
de la variedad'®. Aunque el derecho del obtentor implica exclusividad respecto
a diferentes actuaciones relativas al material de reproduccion o de multiplica-
cion de la variedad protegida (art. 12 LOV), la legislacion prevé una proteccion
conocida como «en cascada» respecto a conductas no autorizadas (por ejemplo
de comercializacion) de productos derivados de la variedad vegetal, «a menos
que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relacion con
dicho producto de cosecha» (art. 13.2 LOV)'".

En este contexto el presente articulo estudia un aspecto muy concreto inclui-
ble en la comercializacion de la variedad vegetal y su material por parte del titu-
lar del derecho de obtencion: la posible insercion de la clausula de utilizacion de
la marca del titular de la obtencion vegetal. Aunque la marca tnicamente tutela
el signo (no la variedad vegetal), es una practica que puede funcionar como
medida adicional de proteccidon respecto a variedades que se caracterizan por la
importancia econémica de los productos de la cosecha (v. gr. flores, frutos...)"2.

4 AAVYV (1996), pag. 73.

5> Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales.

¢ Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de proteccion de ob-
tenciones vegetales.

7 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

8 Reglamento (CE) ntm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccion comunitaria de las
obtenciones vegetales.

° Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, adoptado el 2 de diciembre de
1961, en Paris y en vigor desde el 10 de agosto de 1968.

19" Como se ha puesto de manifiesto, «por material de la cosecha han de entenderse las plantas o partes de
plantas que no se utilizan para la produccion o cultivo de otras, sino para el consumo o la produccion industrial»
[PALAU RAMIREZ (2007), pag. 1111].

' Como desarrollo de este apartado, el articulo 7.3 ROV entiende que «el obtentor no ha podido ejercer
razonablemente su derecho cuando desconocia las actuaciones efectuadas con el material de reproduccion o
multiplicacion de su variedad respecto al articulo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las
actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extension del Derecho reflejada en los articu-
los 13.1'y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberé haber realizado previamente las acciones necesarias para
ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicacion o reproduccion en que se hayan producido estas actuaciones
sobre su material. Solo en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podra intentar ejercer dichos
derechos sobre el producto de la cosecha». Sobre la denominada «proteccion en cascada» propia de este ambito
vid. PETIT LAVALL, en AAVV (2017), pags. 548-553; PALAU RAMIREZ (2007), pags. 1114-1117; GARCIA VIDAL
(2011), pag. 105; SANCHEZ GIL (1996), pag. 231.

12 Se ha puesto de manifiesto que «en un principio, el recurso a las marcas comerciales resultaba en mu-
chos paises la Ginica formula para lograr alguna forma de proteccion, al hallarse cerrada la posibilidad de registro
para numerosas especies de interés comercial (recordemos que la aplicacion de la proteccion de obtenciones
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Su formulacion juridica presenta problemas contractuales sobre todo en rela-
cion con el ambito del Derecho de la competencia, en su vertiente antitrust, ya
que dicha clausula podria ser calificada, en su caso, una restriccion injustificada
de la competencia en un determinado mercado, prohibida por los articulos 101
del TFUE y 1 de la LDC".

Para su estudio, y como primer paso, se estudia el marco contractual y rele-
vancia registral de la comercializacion de los productos derivados de una varie-
dad vegetal protegida, donde adquieren relevancia las licencias de explotacion
sobre variedades vegetales. No obstante, esta ubicacidon contractual no impide
que se comercialicen a través de otras modalidades contractuales los produc-
tos derivados de variedades vegetales. Por ello, posteriormente se estudia la
trascendencia juridica de la marca como objeto de licencia independiente pero
integrada en un contrato de distribucion de la variedad vegetal a la luz del enjui-
ciamiento antitrust. Esta diferenciacion entre licencias de explotacion y contra-
tos de distribucion con licencias de marca es importante en orden al estudio de
la trascendencia antitrust, pues las normas aplicables a cada figura establecen
exenciones no coincidentes. Sus conclusiones serviran para delimitar con ma-
yor claridad la legalidad de la utilizacidon de la marca del titular de la obtencidon
como condicidn para la comercializacion realizada por terceros.

II. UBICACION CONTRACTUAL Y REGISTRAL
DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS
DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

La comercializacion esta incluida en el término «explotacion», utilizado
muy habitualmente en las normas sobre propiedad industrial, comprendiendo
una amplia categoria en la que se incluyen actos muy diversos. El ambito de las
variedades vegetales no es una excepcion, haciéndose referencia a su «explota-
cidon» en numerosos preceptos de su sistema normativo. Entre los mismos des-
tacan los comprendidos en los articulos 23 de la LOV y 16 del ROV, relativos a
la licencia contractual de «explotacion». Conviene detenerse en la misma para
aclarar la integracion o no en su concepto de la comercializacion o distribucion
de los productos derivados de la variedad vegetal objeto de un derecho de ob-
tencion, fundamentalmente para determinar la ubicacion juridica, contractual,
de la clausula de utilizacion de la marca del obtentor en dicha comercializacion.

El sistema habitual de autorizacion por parte del titular del derecho de ob-
tencidn vegetal es la «licencia de explotacion». A pesar de su importancia para
la produccion y comercializacion de variedades vegetales, la licencia de explo-
tacion no es regulada pormenorizadamente ', ni en la legislacion nacional ni en
la supranacional (Convenio UPOV). El articulo 23 de la LOV es exponente de
esta realidad, pues solo se refiere, de forma asistematica, a cuestiones como su
posible existencia en el &mbito de las variedades vegetales, su configuracion
como exclusiva o no y sus formalidades (caracter escrito e inscripcion).

vegetales a todos los géneros y especies vegetales se incluyd por primera vez en el Acta 1991 de Convenio
UPOV)» [VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA. (2008), pag. 6].

13 Sobre la incidencia del Derecho antitrust en la licencia de marca vid. CORBERA MARTINEZ, en AAVV
(2018), pags. 461-478.

14 La doctrina es critica con este aspecto. Asi, GARCIA VIDAL (2017), pags. 820-821; VILLARROEL LOPEZ
DE LA GARMA. en AAVYV (2007), pags. 236-237.
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El objeto propio de esta licencia es el «derecho de obtentor» sobre una va-
riedad vegetal, necesario para ejecutar las actuaciones realizadas respecto al
«material de reproduccion o de multiplicacidon» de la variedad protegida y enu-
meradas en el articulo 12 de la LOV °. Las auténticas licencias recaen, por tan-
to, sobre los actos que requieren autorizacion del titular de la obtencion por
quedar incluidos en el caracteristico ius prohibendi'®. Debe advertirse, por ello,
que la comercializacion de los productos derivados de la explotacion de la va-
riedad vegetal sobre la que recae un derecho de obtencidn no es el objeto tipico
o propio de la licencia de explotacion. En determinadas ocasiones resultan evi-
dentes las diferencias entre el «material de reproduccion», objeto del derecho de
exclusiva, y el «producto de la cosecha», especialmente cuando este deriva de
una clonacién o multiplicacion vegetativa (asexual) de aquel .

A pesar de esta diferenciacion, la proteccion derivada de las normas so-
bre obtenciones vegetales no queda excluida respecto a determinados actos de
comercializacion de los productos derivados de la explotacion de variedades
vegetales objeto de un derecho de obtencidon. Concretamente, debe recordarse
que el articulo 13 de la LOV requiere autorizacion del obtentor para comer-
cializar productos de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas,
«obtenidos por utilizacion no autorizada de material de reproduccion o de multi-
plicacion de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer
razonablemente su derecho en relacion con dicho material de reproduccion o de
multiplicacion». Este precepto representa la confirmacion de la ampliacion de
la proteccion del derecho de obtencion mediante el ya citado supra «sistema de
proteccion en cascada». Por ello, una licencia de explotacion, encaminada ordi-
nariamente a la produccion, puede alcanzar también a la comercializacion de la
variedad vegetal o, incluso, de los productos de la cosecha'®. Esta ampliacion de
la proteccion del derecho de obtencion implica la importancia de la influencia
que una licencia de explotacion va a tener para el acto de comercializacion de
los productos derivados de la variedad vegetal.

A pesar de su relevancia, la licencia de explotacion no es la Ginica via con-
tractual para autorizar la comercializacion de los productos de la cosecha deri-
vados de un derecho de obtencion. En la practica, sobre todo en el sector de los
frutales, se estd procediendo a realizar contratos diversos que tienen por objeto
determinadas variedades vegetales pero que no afectan al derecho del obtentor.
Suele tratarse de contratos tradicionales de venta o distribucion de los productos
derivados de la explotacion de variedades vegetales. Estos marcos contractuales
de comercializacion de variedades comerciales distintos a las licencias tam-
bién pueden ser negocios juridicos aptos para la introduccion de una clausula
de comercializacion con determinada marca del obtentor, sobre todo cuando el
distribuidor adquiere los productos directamente del obtentor, o de alguien que

15 Concretamente: a) la produccion o la reproduccion (multiplicacion); b) el acondicionamiento a los fines
de la reproduccion o de la multiplicacion; ¢) la oferta en venta; d) la venta o cualquier otra forma de comercia-
lizacion; e) la exportacion; f) la importacion, o g) la posesion para cualquiera de los fines mencionados en los
apartados a) a f).

16 GARCIA VIDAL (2017), pag. 825; VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2007), pag. 241.

17" A esta realidad hace referencia VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2007), pags. 240-241.

18 Resultan interesantes los ejemplos de autorizaciones respecto los productos de la cosecha en GARCIA
VIDAL (2017) pags. 823-824. Asi, por ejemplo, se hace referencia a la posibilidad de entablar acciones frente a
un importador de productos de la cosecha de una variedad cultivada en Israel sin autorizacion, y ello fundamen-
tado en la denominada «proteccion en cascada» propia del ambito de las variedades vegetales.
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cuenta con su consentimiento, pero no adquiere el derecho de exclusiva para
explotar la variedad vegetal.

Las diferentes posibilidades contractuales para la comercializacion de los
productos derivados de la explotacion de variedades vegetales tienen una re-
percusion en el ambito de las normas de competencia, que sera analizada en los
siguientes epigrafes.

Antes de ello, conviene poner de manifiesto la importancia del registro para
la comercializacion de las variedades vegetales. En un primer momento, y en
relacion con la variedad vegetal en sentido estricto, el articulo 5.1 de la LSPV
dispone que «la inscripcion en el Registro de variedades comerciales, que exige
la conservacion de estas, es un requisito previo y obligatorio para la produccion
destinada a la comercializacion y para la comercializacion de semillas y plantas
de vivero». Posteriormente, y respecto a la licencia de explotacion, el articu-
lo 23.3 de la LOV establece que «los contratos de licencia se realizaran por
escrito y no surtiran efectos frente a terceros mientras no estén debidamente ins-
critos en el libro registro de licencias». Como se observa, los correspondientes
registros adquieren trascendencia cuando el objeto es una variedad comercial
en sentido estricto, afectando solo indirectamente a los productos de la cosecha.

III. LA UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ACORDADA
EN EL MARCO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACION

1. LA LICENCIA DE EXPLOTACION COMO «ACUERDO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA»

La licencia de explotacion de variedades vegetales constituye un «acuerdo
de transferencia de tecnologia», al tener por objeto lo que el Derecho de la com-
petencia define como «derechos de tecnologia»: «los conocimientos técnicos
y los siguientes derechos, o una combinacion de los mismos, incluidas solicitu-
des o solicitudes de registro de dichos derechos», haciéndose referencia expresa
entre tales derechos a los «certificados sobre obtenciones vegetales» en el RE-
CATT?®. En esta linea la doctrina ha puesto de manifiesto la funciéon economica
de la licencia, afirmando que permite «facilitar la transferencia de tecnologia al
sector productor agricola, que accede asi a material avanzado mientras el obten-
tor del mismo percibe una retribucion adecuada por la divulgacion de su varie-
dad, asegurando el incentivo econdémico y la pervivencia de la investigacion»?'.
La propia LSPV dispone en su preambulo que «mediante las semillas y plantas

1 Los «conocimientos técnicos» son definidos por el Reglamento como «un conjunto de informacion
practica derivada de pruebas y ensayos, que es: i) secreta, es decir, no de dominio puablico o facilmente accesi-
ble; ii) sustancial, es decir, importante y Gtil para la produccion de los productos contractuales, y iii) determina-
da, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de
secreto y sustancialidad» [art. 1.1.7)].

20 Articulo 1.1.b) del Reglamento (UE) nim. 316/2014 de la Comision, de 21 de marzo, relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia, y vigente hasta el 30 de abril de 2026, en adelante RECATT).

2 VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2008), pag. 236. En este sentido, el apartado 51 de las Directrices
sobre acuerdos de tecnologia (2014/C 89/03) hace referencia a que «el concepto de transferencia implica que la
tecnologia debe pasar de una empresa a otra. Estas transferencias suelen realizarse por medio de licencias por
las que el licenciante otorga al licenciatario el derecho a utilizar sus derechos de tecnologia exigiendo como
contraprestacion el pago de un canon».
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de vivero se logra, ademés, una transferencia plena de tecnologia de vanguardia
desde el laboratorio de investigacion al campo de cultivo».

Esta calificacion del contrato de licencia como «acuerdo de transferencia de
tecnologia» le hace destinatario de normas especiales de defensa de la compe-
tencia que tienen por objeto introducir excepciones especiales a la prohibicion
general de la realizacidon de acuerdos restrictivos de la competencia. Dichas nor-
mas especiales, representadas en el ya citado RECATT, han ido evolucionando
desde los primeros movimientos defensores de la especialidad de los afios se-
senta del siglo xx, en los que se produjeron las primeras manifestaciones forma-
les de la Comision con el objeto de especializar el tratamiento de las licencias
de transferencia de tecnologia®>. Mas de veinte ahos mas tarde se iniciaron las
publicaciones de los reglamentos de exenciones por categoria en estos ambitos,
comenzando por el Reglamento (CEE) niim. 2349/84 relativo a la aplicacion
del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos
de licencia de patentes, y terminando por el actual RECATT, comprensivo de
mas modalidades de propiedad intelectual, en la linea iniciada en 1996%. Junto
a este documento debe destacarse también la Comunicacion de la Comisidon que
incorpora las «Directrices relativas a la aplicacion del articulo 101 del TFUE a
los acuerdos de transferencia de tecnologia» (2014/C 89/03).

Estas normas especiales se caracterizan por el reconocimiento general de la
inaplicacion del articulo 101, apartado 1, del TFUE, legitimando de esta forma
determinadas restricciones de competencia que, sin el Reglamento, estarian pro-
hibidas por el Derecho de la competencia. La aplicacion del RECATT a las licen-
cias de explotacion de variedades vegetales implica el reconocimiento general
de una exencion a la prohibicion general derivada del articulo 101 del TFUE (y,
consecuentemente, a nivel interno, del art. 1 de la LDC). Asi, el articulo 2.1 del
RECATT dispone que «con arreglo al articulo 101, apartado 3, del Tratado y sin
perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, se declara que el articu-
lo 101, apartado 1, del Tratado no se aplicara a los acuerdos de transferencia de
tecnologia». La inclusion de los acuerdos de transferencia de tecnologia significa
que para el RECATT dichos acuerdos cumplen las condiciones establecidas del
articulo 101, apartado 3, del TFUE?*: a) generan eficiencias econdmicas; b) son
indispensables para alcanzar estas eficiencias; c) se reserva a los consumidores
de los mercados afectados una participacion equitativa en los incrementos de efi-
ciencia, y d) no ofrecen a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

2.  TRATAMIENTO DEL ACUERDO DE UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN LAS NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

La exenciodn derivada de la aplicacion del RECATT a las licencias de explo-
tacion sobre variedades vegetales no es absoluta, pues se entiende que solo es

2 Al respecto, se hace referencia a la publicacion en 1962 del «mensaje de Navidad», que «implicd una
importantisima declaracion de la politica que la Comision seguiria en relacion con los acuerdos relativos a
patentes» [BAHAMONDE DELGADO. (2016), pags. 186-187].

% En este sentido, «la aprobacion del Reglamento CE 240/96 sobre acuerdos de transferencia de tecno-
logia supuso un nuevo hito al reunir los regimenes anteriores en un Gnico cuerpo normativo» [BAHAMONDE
DELGADO (2016), pags. 186-187].

2 Al respecto, CORBERA MARTINEZ (2018), pags. 467-468.
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admisible cuando pueda presumirse «con suficiente seguridad que cumplen las
cuatro condiciones del articulo 101, apartado 3 del TFUE»*. Ademas, una vez
determinada la procedencia de la exencion debe estudiarse si seria aplicable en
los supuestos que dentro de la licencia sobre la variedad afecte a la marca del
obtentor. Por ello, conviene dividir este epigrafe en dos apartados, uno en el que
se repasen los presupuestos generales de la exencidon y otro donde especifica-
mente se examinen los presupuestos especiales de su aplicacion a la clausula de
utilizacion de marca.

2.1.  Presupuestos generales de la exencion

El presupuesto principal de la exencidn es de caricter cuantitativo, pues se
delimita en torno a umbrales mdximos de cuota de mercado, establecidos como
limites objetivos por el articulo 3 del RECATT. Dichos umbrales oscilan entre
el 20 y el 30 por 100, dependiendo de si las partes del acuerdo de tecnologia
sean 0 no empresas competidoras: mientras que para las primeras el limite es
que la cuota de mercado conjunta de las partes no exceda del 20 por 100, para las
segundas el presupuesto cuantitativo es que «la cuota de mercado de cada una
de las partes no exceda del 30 por 100 en el mercado o mercados de referencia»
(art. 3.2 del RECATT). El estudio de este presupuesto requiere determinar el
concepto de competidor y las normas de determinacion de la cuota de mercado:

A) Para la determinacion del concepto de «competidor» las «Directrices
sobre acuerdos de transferencia de tecnologia» otorgan maxima relevancia a si
las partes «habrian sido competidores reales o potenciales de no haberse cele-
brado el acuerdo. Si a falta del acuerdo las partes no hubiesen sido competidores
reales o potenciales en ninglin mercado de referencia afectado por el acuerdo,
se considera que no son competidores» (apartado 28)%. En los supuestos de
licencias de explotacion sobre variedades vegetales licenciante y licenciatario
no se encuentran en una relacion de competencia en el sentido de aplicacion del

2 A ello se refieren las «Directrices relativas a la aplicacion del articulo 101 del TFUE a los acuerdos de
transferencia de tecnologia» (2014/C 89/03), apartado 41. Ademas, debe anotarse que incluso cumpliendo los
presupuestos del RECATT es posible la retirada de la exencion en casos particulares. Al efecto, el articulo 6
del RECATT prevé dicha posibilidad si se considera que, en un caso concreto, un acuerdo de transferencia
de tecnologia al que se aplica la exencidn prevista en el articulo 2 del RECATT produce, no obstante, efectos
incompatibles con el articulo 101, apartado 3, del TFUE; el propio articulo detalla posteriormente alguno de los
casos mas representativos.

% Debe apuntarse que esta delimitacion del concepto de «competidor» es seguida por la jurisprudencia
y otras directrices europeas. Asi, en primer lugar, EIl TGUE ha recordado, asimismo, en su Sentencia de 8 de
septiembre de 2016 (asunto T-472/13) que «para determinar si una empresa es un competidor potencial en un
mercado, la Comision tiene que comprobar si, de no haberse concluido el acuerdo que examina (la cursiva es
nuestra), habrfan existido posibilidades reales y concretas de que dicha empresa hubiera entrado en el citado
mercado y hubiera competido con las empresas que ya estaban establecidas en el mismo. Esta demostracion
no debe basarse en una mera hip6tesis, sino que debe estar apoyada por factores de hecho o un anélisis de las
estructuras del mercado pertinente. Por tanto, no puede calificarse a una empresa de competidor potencial si
su entrada en el mercado no corresponde a una estrategia econdmica viable» (apartado 100 de la citada sen-
tencia TGUE. Vid., también, la Sentencia de 29 de junio de 2012, E.ON Ruhrgas y E.ON/Comision, T-360/09,
EU:T:2012:332, apartado 86 y jurisprudencia citada). En segundo lugar, las Directrices sobre la aplicabilidad
del articulo 81 a la cooperacion horizontal (DO C 3, de 6 de enero 2001), por su parte, consideran «que dos em-
presas son competidoras reales si operan en el mismo mercado de referencia» y que «una empresa es competi-
dora potencial de otra si, de no existir el acuerdo (la cursiva es nuestra), en caso de un incremento pequeiio pero
permanente de los precios relativos, es probable que la primera empresa realice en un corto periodo de tiempo
las inversiones adicionales necesarias o los gastos de adaptacion necesarios para poder entrar en el mercado de
referencia en el que opera la segunda empresa» (apartado 10).



ADI 39 (2018-2019), 29-46 * ISSN: 1139-3289 37

RECATT, por lo que el umbral estaria fijado en el 30 por 100. La habitual rela-
cion vertical entre ambos les aleja de dicha relacion de competencia.

B) El célculo de los umbrales de cuota de mercado deben seguir las pau-
tas del articulo 8 del RECATT?, cuyo examen excede del objeto del presente
articulo.

Junto a estos umbrales maximos de cuota de mercado, la aplicacion de la
exencion derivada del RECATT queda condicionada al cumplimiento de presu-
puestos generales de contenido negativo: que el acuerdo no se halle incluido en
el articulo 5 del RECATT (restricciones excluidas) o que no quede excepcio-
nado dentro de lo que se consideran restricciones especialmente graves (art. 4
del RECATT). La concrecion de estos presupuestos se realizara en este articulo
solo respecto a las aplicables en supuestos de licencias sobre marcas en contra-
tos de explotacion de variedades vegetales (siguiente apartado).

ICriterios aplicables a la cldusula de utilizacion de marca

Aunque la exencion derivada del RECATT resulte aplicable a un determina-
do acuerdo de licencia sobre variedades vegetales, y por tanto no pueda ser con-
siderado ilicito por las normas de competencia, debe estudiarse si tal exencion
es asimismo procedente respecto a un aspecto muy concreto de dicho contrato:
la utilizacion de la marca del licenciante u obtentor en la comercializacion de
los productos derivados de la variedad vegetal. Su examen debe partir de las
alusiones que el RECATT hace a la «propiedad intelectual», al ser la categoria
en la que queda incluida la marca®.

El articulo 2.3 del RECATT hace referencia a la cuestidn, al confirmar la
aplicacion de la exencidn prevista en su apartado 1 también a las disposiciones
de los acuerdos de transferencia de tecnologia (en este caso, licencias sobre va-
riedades vegetales) relativas a la compra de productos por el licenciatario o re-
ferentes a la concesion de licencias o a la cesidon de otros derechos de propiedad
intelectual (en este caso, marcas) o conocimientos técnicos al licenciatario si, y
en la medida que, estas disposiciones estén directa y exclusivamente relaciona-
das con la produccion de los productos contractuales.

La inclusion, por tanto, de una clausula por virtud de la que se acuerda la
utilizacion de la marca del licenciante u obtentor en la comercializacion de los

7 Los criterios son los siguientes: a) la cuota de mercado se calculara sobre la base de los datos del valor
de las ventas en el mercado; si no se dispone de datos sobre el valor de las ventas en el mercado, podran utili-
zarse estimaciones basadas en otro tipo de informaciones fidedignas sobre el mercado, incluidos los volimenes
de ventas en el mercado, para determinar la cuota de mercado de la empresa de que se trate; b) la cuota de
mercado se calculara sobre la base de datos relativos al ano natural precedente; ¢) la cuota de mercado de las
empresas mencionadas en el articulo 1, apartado 2, parrafo segundo, letra e), se repartira equitativamente entre
las empresas que detenten los derechos o facultades enumerados en el articulo 1, apartado 2, parrafo segundo,
letra a); d) la cuota de mercado de un licenciante en un mercado de referencia para los derechos de tecnologia
licenciados se calculard sobre la base de la presencia de los derechos de tecnologia licenciados en el mercado
o mercados de referencia (que son el mercado del producto y el mercado geografico) en los que se vendan los
productos contractuales, es decir, sobre la base de los datos sobre ventas de los productos contractuales fabrica-
dos por el licenciante y sus licenciatarios combinados; e) si la cuota de mercado contemplada en el articulo 3,
apartados 1 o 2, no excediera inicialmente del 20 o del 30 por 100, respectivamente, pero superara posterior-
mente dichos niveles, la exencion establecida en el articulo 2 seguirfa aplicindose durante un periodo de dos
afos civiles consecutivos siguientes al afo en que por primera vez se excediera el Iimite del 20 o del 30 por 100.

% En este sentido, el articulo 1.1.k) del RECATT define a la propiedad intelectual como «los derechos de
propiedad industrial, en particular patentes y marcas, los derechos de autor y derechos afines».
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productos derivados del derecho de exclusiva solo requiere, para la aplicacion
de la exencion del RECATT, que esté directa y exclusivamente relacionada con
la producciodn de tales productos. Este hecho lo confirman las «Directrices so-
bre acuerdos de transferencia de tecnologia», cuyo apartado 47 aclara que dicha
condicidn permite «que el licenciatario explote mejor los derechos de tecnologia
licenciada». Las propias directrices ponen un ejemplo precisamente aplicado a
las marcas: «si un licenciante autoriza al licenciatario a utilizar su marca en los
productos que incorporan la tecnologia licenciada, esta licencia de marca puede
ayudar al licenciatario a explotar mejor la tecnologia licenciada al hacer posible
que los consumidores asocien inmediatamente el producto con las caracteristicas
que le confiere los derechos de tecnologia licenciada. Una obligacion consistente
en que el licenciatario tenga que utilizar la marca del licenciante también puede
contribuir a la difusion de la tecnologia al permitir que el licenciante sea identi-
ficado con la fuente de la tecnologia». Como se observa, se hace referencia tanto
a la «autorizacidon», en cuyo caso el licenciatario tiene el derecho al uso de la
marca, como a la «obligacion», que no dejaria libertad en relacion con la utiliza-
cion de la marca respecto a los productos afectados. A pesar de esta afirmacion
del RECATT debe advertirse que la hipotética posicion de dominio que pueda
presentar el licenciante en el mercado de referencia puede derivar en supuestos
de abusos (imposicion de condiciones no equitativas o vinculaciones ilegales)
que estarian prohibidos por los articulos 102 del TFUE y 2 de la LDC.

La aplicacion del RECATT en estos supuestos abarca incluso los supuestos
en que el principal interés de las partes resida en la explotacion de la marca
en lugar de la variedad vegetal. La excelente calidad que puede transmitir una
determinada marca puede implicar que el interés principal del licenciatario sea
precisamente esa marca, pasando a un nivel secundario los productos derivados
de la obtencidon vegetal. Las normas sobre acuerdos de tecnologia no siempre
han amparado estos supuestos, como deriva de la Decision de la Comision en
Moosehead/Whitbread®.

IV. LA UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN CONTRATOS DISTINTOS A LA LICENCIA
DE EXPLOTACION DE VARIEDADES VEGETALES

1. INTRODUCCION

Cuando la distribucidn se separa con claridad de la produccion de la varie-
dad vegetal protegida la licencia de explotacion deja de tener interés para el dis-
tribuidor, que acude directamente a negocios juridicos alejados del ambito de la

2 En esta Decision (DO L 100, de 20 de abril de 1990, p. 32) la Comisioén resolvid una solicitud de
declaracion negativa o, en su defecto, de una exencion con arreglo al apartado 3 del articulo 85 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Economica Europea. Segin el acuerdo Moosehead concedia a Whitbread el de-
recho (inico y exclusivo de fabricar, promover, comercializar y vender cerveza con la marca «Moosehead» en
el territorio concedido (Reino Unido, Islas del Canal e Isla de Man), utilizando el know-how secreto de Moose-
head. La Comision resolvid que la «exencion por categorias prevista en el Reglamento (CEE) nam. 556/89 de
la Comision (°) se aplica a los acuerdos que combinan licencias de know-how y de marca cuando, como estipula
el apartado 1 del articulo 1, la licencia de marca es accesoria a la de know-how. En el caso presente, el interés
primario de las partes reside en la explotacion de la marca més que en la del know-how. Las partes ven el origen
canadiense de la marca como un elemento crucial para el éxito de la campaha comercial para la promocion
de Moosehead como una cerveza canadiense. Es estas circunstancias, las clausulas del contrato relativas a las
marcas no son accesorias y, por tanto, el Reglamento (CEE) nim. 556/89 no se aplica».
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propiedad intelectual y propios del derecho de la distribucion. En estos casos el
distribuidor tiene como fin exclusivo la colocacion de productos ya terminados,
respecto a los que el derecho de obtencion se ha agotado en el mercado mino-
rista (cfr. art. 16 de la LOV)™,

La distribucion de los productos puede realizarse mediante negocios juridi-
cos diversos, directamente a través del distribuidor o, incluso, con contratos de
prestacion de servicios logisticos, en los que el auténtico distribuidor externa-
liza la ejecucion de determinadas actividades a los «operadores logisticos». Al
respecto, conviene dejar constancia de la creciente importancia de estos empre-
sarios, incorporados expresamente al ambito de la legislacion del transporte tras
la Ley 9/2013, de 4 de julio®'. El entramado contractual puede llegar a ser mas
complejo, pues el operador logistico podria llegar a ejecutar los servicios con-
tratados con medios propios o ajenos, incluyendo en este Gltimo caso a terceras
empresas que ejecutarian directamente las actividades de distribucion.

En este contexto contractual, alejado de la explotacion de la variedad vege-
tal en sentido estricto, puede incorporarse una clausula de autorizacion u obli-
gacion de utilizacion de una determinada marca. Se trata de una medida que
podria beneficiar tanto al obtentor, pues ayudaria a identificar la variedad en el
mercado, como al distribuidor, que se beneficiaria del eventual prestigio de la
marca que distingue a la variedad.

2. INCLUSION DE LA LICENCIA DE MARCA EN ACUERDOS DE DISTRIBUCION
E INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST

La licencia de marca queda configurada como un negocio juridico autdono-
mo recogido en el articulo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
(LM)?2. Se trata de un contrato de explotacion de bienes inmateriales, incluible
en el contexto de la propiedad industrial. Por virtud del mismo, y salvo pacto
en contrario, el titular de la licencia puede utilizar la marca «durante toda la
duracion del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional
y en relacidon con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté
registrada» (art. 48.4 de la LM).

3 Sobre el agotamiento en este ambito vid. GARCIA VIDAL (2016), pags. 76-100; VIVES VALLES (2016),
pags. Sy sigs.

31 Concretamente, el articulo 122 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenacion de los transportes te-
rrestres (LOTT) los califica como «empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta aje-
na, las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribucion de mercancias que precisan sus
clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su funcion, el operador logistico podra
utilizar infraestructuras, tecnologia y medios propios o ajenos». Con anterioridad a 2013, y a pesar de su auge,
solo se hacfa referencia a este empresario en el articulo 5 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancias, o en los articulos 212 y 232 del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por ello,
se llegd a identificar con figuras consolidadas en el ambito de la ordenacion juridica del transporte, como las
agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, ... [al respecto, ZUNARELLI (1996), pags. 57-58;
LoPEz QUIROGA (2001), pag. 81; AAVV (1995), pag. 9], al desplegar ciertamente actividades analogas a las del
operador logistico en la fase de ejecucion en el ambito de la distribucion. En este sentido, por ejemplo, en el
expediente de concentraciones de empresas C42/99 (LOGISTA/MIDESA), notificado al SDC el 14 de julio de
1999, se definid a los operadores logisticos como «aquellas personas fisicas o juridicas que reciben en deposito
en sus almacenes o locales mercancias o bienes ajenos, realizan en relacion con los mismos las funciones de
almacenaje, ruptura de cargas u otros complementarios que resulten necesarios, y lleven a cabo o gestionen la
distribucion de los mismos, de acuerdo con las instrucciones de los depositantes».

32 Sobre este negocio juridico, vid. RONCERO SANCHEZ. (1999); ORTUNO BAEZA (2000).





